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hulppersoon heeft ingeschakeld die de enzymen-
behandeling onjuist heeft uitgevoerd. NN ver-
weert zich met onder meer de stelling dat schade
door enzymenbehandeling niet is gedekt. De
rechtbank wijst de vordering toe op grond van de
eerste grondslag. Het hof bekrachtigt het vonnis
met verbetering van gronden: NN is op grond van
artikel 6:76 BW aansprakelijk. Tegen het arrest
hebben NN beroep in cassatie en ’t Witte Paerdje
(voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep inge-
steld. De Hoge Raad acht het cassatiemiddel van
NN gegrond en oordeelt dat NN niet op grond
van artikel 6:76 BW aansprakelijk is. De Hoge
Raad acht het incidentele cassatieberoep evenwel
ook gegrond. Niet alleen de kosten van de enzy-
menbehandeling maar ook de door de behande-
ling veroorzaakte schade komen op de voet van
artikel 283 lid 2 WvK voor vergoeding in aan-
merking. De Hoge Raad gaat hier om. Hij acht
zijn oordeel van 3 april 1914, NJ 1914, 663, dat
onder het begrip onkosten in artikel 283 lid 2
WvK alleen ‘met geld te betalen uitgaven’ vallen
en niet tevens ‘op geld waardeerbare opofferin-
gen’, niet langer in overeenstemming met de hui-
dige rechtsopvattingen zoals tot uitdrukking
komend in de rechtsliteratuur en artikel 7.17.2.18
Ontw. BW.
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WET- EN REGELGEVING
Benelux Tekeningen- en Modellenwet
De langverwachte aanpassing van de Benelux
Tekeningen- en Modellenwet (BTMW) aan de
Europese Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71 EG,
PbEG L 289/28) is een feit. Op grond van artikel
19 van de Richtlijn hadden de lidstaten uiterlijk
op 28 oktober 2001 aan de richtlijn moeten vol-
doen, maar pas met ingang van 1 december 2003
zijn de bepalingen van het ‘Protocol houdende
wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake
tekeningen of modellen’ (zie Trb. 2002, 129) in
werking getreden, zo is te lezen in Trb. 2003, 181.
RECHTSPRAAK AUTEURSRECHT
KaZaA
Op 19 december 2003 wees de Hoge Raad arrest
in de zaak Buma/Stemra tegen KaZaA
(www.rechtspraak.nl, LJN-nr. AN7253). Deze
zaak heeft veel aandacht gekregen in de media,
doch het cassatievonnis is uiteindelijk weinig
spectaculair. Dat heeft onder meer te maken met
het feit dat er in het kader van een kort geding
geprocedeerd is, maar ook speelt de wijze waarop
Buma/Stemra haar vordering heeft ingekleed een
rol. Een uitgebreide analyse van de onderdelen
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van het cassatiemiddel en de problematiek die ten
grondslag ligt aan dit geschil, is te vinden in de
conclusie van A-G Verkade bij het arrest. Deze is
onder hetzelfde nummer te vinden op www.recht-
spraak.nl. 
De procedure ving aan in 2001, toen KaZaA
Buma/Stemra dagvaardde vanwege het afbreken
van licentie-onderhandelingen. Buma/Stemra op
haar beurt vorderde van KaZaA het verhinderen
van de door KaZaA-programmatuur mogelijk
gemaakte uitwisseling van auteursrechtelijk
beschermde werken. De rechtbank te Amsterdam
wees zowel de vordering van KaZaA als die van
Buma/Stemra toe (Rb. Amsterdam 29-11-2001,
AMI 2002-1, nr. 4), maar in hoger beroep werden
door het Hof de vorderingen van beide partijen
afgewezen (Hof Amsterdam 28-3-2002, AMI
2002-4, nr. 13). KaZaA heeft tijdens het hoger
beroep haar vordering tot dooronderhandelen
ingetrokken.
Het Hof stelde, dat het voor KaZaA niet moge-
lijk was zodanige maatregelen te treffen, dat niet
langer met behulp van het door haar aangeboden
computerprogramma inbreuk werd gemaakt op
de op het Buma-repertoire rustende auteursrech-
ten. KaZaA levert immers slechts de software, en
het zijn de gebruikers van het peer-to-peer net-
werk zelf die vervolgens bestanden uitwisselen. Als
het vereiste programma eenmaal is gedownload,
kan KaZaA deze uitwisseling niet voorkomen.
Tevens achtte het Hof van belang, dat de software
niet alleen gebruikt wordt voor het uitwisselen
van auteursrechtelijk beschermd materiaal, maar
ook voor de uitwisseling van andersoortige
bestanden. 
De klacht van Buma/Stemra in cassatie is dat
het Hof bij de afwijzing van het door haar gevor-
derde niet een minder verstrekkende voorziening
heeft toegewezen, namelijk een verbod op het aan-
bieden en het verspreiden van software waarmee
auteursrechtelijk beschermde werken konden
worden uitgewisseld, of een verplichting die soft-
ware zodanig aan te passen dat daarmee geen
inbreuk op auteursrechten meer mogelijk zou zijn.
De Hoge Raad oordeelt dat een verbod zoals
Buma/Stemra dat noemt niet bepaald beschouwd
kan worden als een minder verstrekkende voorzie-
ning (r.o. 4.2), en dat het Hof niet onbegrijpelijk
heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is de pro-
grammatuur zodanig aan te passen dat er alleen
niet-inbreukmakende bestanden mee uitgewisseld
kunnen worden (r.o. 4.3). Dit laatste was tijdens
de zitting voor het Hof door een door KaZaA
ingehuurde expert gesteld, en kan door de cassa-
tierechter vanzelfsprekend niet meer getoetst wor-
den. Ook de door Buma/Stemra opgevoerde ‘pro-
ductie 2s’, een e-mail waarin KaZaA toezegt
inbreuken op het auteursrecht te zullen tegen-
gaan, kan de situatie niet ombuigen in het voor-
deel van de bemiddelingsorganisaties: de Hoge
Raad stelt dat ook met inachtneming van deze
productie niet duidelijk wordt waarom het Hof
tot een ander oordeel had dienen te komen (r.o.
4.4).
Hoewel het arrest in sommige media is bestem-
peld als een legitimatie van de KaZaA-praktijken,
moet het zo niet geïnterpreteerd worden. De
Hoge Raad heeft niet in kunnen gaan op de vraag
in hoeverre KaZaA zich door verspreiding van
haar software schuldig maakt aan auteursrechtin-
breuk of aan het faciliteren daarvan, de zoge-
noemde contributory infringement (in het octrooi-
recht wordt deze problematiek aangeduid als
‘indirecte inbreuk’, zie verderop, in de Senseo-
Crema-octrooizaak). Ook over de status van de
handelingen van de gebruikers van KaZaA zijn we
niets wijzer geworden: dat het uploaden van
bestanden een aan de rechthebbende voorbehou-
den openbaarmakingshandeling is wordt alge-
meen aangenomen, maar over de status van het
downloaden zijn de meningen (nog) verdeeld. 
In de conclusie van de A-G komen bovenstaan-
de vraagstukken wel uitgebreid aan de orde. De
geïnteresseerde lezer wordt dan ook naar dit stuk
verwezen.
RECHTSPRAAK MERKENRECHT
HvJEG 23 oktober 2003, Adidas/Fitnessworld: het
louter versierde sportpak in het merkenrecht
Adidas/Fitnessworld betreft artikel 5, lid 2 van de
merkenrichtlijn 89/104 EEG. Op grond van dat
artikel kunnen lidstaten die dat willen een bijzon-
dere bescherming invoeren voor merken die
bekend zijn in die lidstaat. Deze bekende merken
worden dan beschermd ingeval een overeenstem-
mend teken wordt gebruikt voor niet-soortgelijke
waren of diensten, bijvoorbeeld een automerk voor
parfums, als ‘door het gebruik, zonder geldige
reden, van het overeenstemmende teken, onge-
rechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend
vermogen of de reputatie van het merk’.
Het geldt dus een bijzondere bescherming voor
het geval dat het bekende merk wordt gebruikt
voor niet-soortgelijke waren en diensten. Maar
wat als een overeenstemmend teken voor wél
soortgelijke waren wordt gebruikt? Het is natuur-
lijk niet meer dan logisch om ook dan bescher-
ming te bieden aan het onderscheidend vermogen
en de reputatie van het bekende merk. Gebruik
voor soortgelijke waar is immers nog ‘gevaarlijker’
dan gebruik voor niet-soortgelijke waar. 
Wonderlijk genoeg voorzag de richtlijn daar
niet met zoveel woorden in. Dat heeft had Hof
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reeds rechtgebreid op 9 januari vorig jaar in de
zaak Davidoff/Gofkid (zie Katern 86, p. 4664-65,
de Europese merkenregels: foutje bedankt!). Als een
lidstaat de bijzondere bescherming van artikel 5
lid 2 merkenrichtlijn invoert voor niet-soortgelijke
waar, moet zij logischerwijs geacht worden de
bevoegdheid te hebben om dezelfde bescherming
toe te kennen bij gebruik voor wél-soortgelijke
waar, besliste het Hof toen.
Een soortgelijke situatie doet zich voor in dit
arrest. Fitnessworld bracht sportkleding in het
verkeer, soortgelijke waar dus als Adidas, met een
twee-strepen motief. Adidas vond dat het onder-
scheidend vermogen en de reputatie van haar als
merk beschermde drie-strepenmotief bescherming
verdiende tegen dit teken. Het Hof van Justitie
gaat nu nog verder dan in Davidoff/Gofkid: nu
moet de lidstaat eenzelfde bescherming bieden
tegen gebruik voor niet- én wel-soortgelijke
waren.
Artikel 5 lid 2 van de richtlijn stelt niet als voor-
waarde voor bescherming dat tussen het inbreuk-
makende teken en het bekende merk een zodani-
ge overeenstemming bestaat dat bij het publiek
verwarring optreedt, en die voorwaarde mag,
aldus het Hof, ook niet gesteld worden. ‘Het vol-
staat dat het bekende merk en het teken zodanig
met elkaar overeenstemmen dat het betrokken
publiek een verband tussen het teken en het merk
legt.’ Dat ligt voor de hand. Het is met name door
het leggen van het verband tussen inbreukmakend
teken en merk dat het onderscheidend vermogen
en de reputatie van het bekende merk in het
geding kunnen komen.
De laatste vraag is eigenlijk de aardigste: geldt
de bijzondere bescherming ook als het betwiste
teken door het publiek louter als een versiering
wordt opgevat? Dat zou toch kunnen: de mensen
denken dan dat Fitnessworld een aardig dubbel
streepje op zijn sportkleding heeft aangebracht,
enkel omdat het zo decoratief werkt. Geen haar
op het hoofd van de klant ziet in de strepen een
‘teken’. Hierop beslist het Hof dat de bijzondere
bescherming in te roepen valt zolang het publiek
nog maar een zodanige mate van overeenstem-
ming bestaat dat het publiek een verband tussen
beide legt. ‘Vat dit publiek het teken echter naar
de feitelijke vaststelling van de nationale rechter
louter als versiering op, dan legt het publiek logi-
scherwijs geen verband met een ingeschreven
merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden
voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid
2, van richtlijn 89/104 niet is vervuld.’
Over deze vaststelling zal nog wel wat inkt
vloeien. Dat bij onvoldoende overeenstemming de
bijzondere bescherming niet op zijn plaats is, is
ook logisch zonder de verband-constructie; die
had dan achterwege kunnen blijven. Misschien
was dat beter geweest. Want sluit het feit dat het
publiek een teken louter als versiering opvat
inderdaad, zoals het Hof poneert, de mogelijkheid
uit dat het publiek een verband legt met het merk?
Waarom eigenlijk? En toch is er iets te zeggen voor
merkenrechtelijke immuniteit van tekens die lou-
ter een decoratie vormen, bijvoorbeeld vanuit de
vrijheid van expressie. Adidas/Fitnessworld zal dus
wel niet het laatste woord zijn.
RECHTSPRAAK OCTROOIRECHT
Op 31 oktober 2003 deed de Hoge Raad uit-
spraak in de Senseo-Cremazaak (www.recht-
spraak.nl, LJN-nr. AI0346). Voor het eerst sinds
1950 moest de HR zich weer eens buigen over het
leerstuk van de ‘indirecte octrooi-inbreuk’. Het
gaat daarbij over de vraag wanneer er sprake is van
het aanbieden of leveren van ‘een wezenlijk
bestanddeel’ van een geoctrooieerde uitvinding
waarop een ander aanspraak heeft – zie ook artikel
73 ROW. De casus spreekt voor zich: Philips en
Sara Lee/DE hebben eendrachtig gewerkt aan de
ontwikkeling van het Senseo-Crema koffiezet-
systeem, en hopen een deel van hun investeringen
terug te verdienen aan de verkoop van (niet erg
goedkope) pilvormige koffiebuiltjes of koffiepads
die precies passen in het Senseo-Crema apparaat.
In het octrooi dat op het Senseo-Crema koffiezet-
systeem is verkregen, wordt ook geclaimd dat die
builtjes onder de bescherming van het octrooi val-
len. Zie voor de diverse andere procedures in de
strijd tussen Philips en/of Sara Lee en aanbieders
van zulke koffiepads: Vzr. Haarlem, 9 augustus
2002 (IER 2002, nr. 56), en Vzr. Amsterdam 19
september 2002 (AMI 2003, nr. 4).
Coöperatieve Inkoopvereniging Integro B.A. en
Vomar Voordeelmarkt BV bieden (goedkopere)
koffiepads aan die zijn ontworpen voor gebruik in
het Senseo-crema apparaat. Kort gezegd komt het
er in deze procedure op neer, of laatstbedoelde
pads een ‘wezenlijk bestanddeel’ in de zin van arti-
kel 73 ROW zijn. Als dat zo zou zijn, maken
Integro en Vomar immers inbreuk op het Senseo-
Crema octrooi.
Wie verwacht had dat de Hoge Raad hier enige
verhelderende overwegingen en wellicht principi-
ële uitgangspunten zou formuleren ten aanzien
van de verschijnselen ‘indirecte octrooi-inbreuk’
en ‘wezenlijk bestanddeel’, komt bedrogen uit.
Men richt zich volkomen op de voorhanden casus,
en r.o. 3.4.2 biedt de oplossing: ‘De enkele
omstandigheid dat een passende koffiebuil nood-
zakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieer-
de inrichting brengt niet zonder meer mee dat
deze buil een middel betreffende een wezenlijk
bestanddeel van de uitvinding vormt’. Van alge-
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menere strekking, maar aansluitend bij de vaste
jurisprudentie omtrent de uitleg van octrooien, is
de aanwijzing dat de feitenrechters zich bij het
beoordelen van vragen omtrent een ‘wezenlijk
bestanddeel van de uitvinding’, die immers verwe-
ven zijn met het ‘wezen van de uitvinding’, moe-
ten laten leiden door artikel 69 lid 1 EOV en het
bijbehorend Protocol: de conclusies van het
octrooi niet te ruim uitleggen, maar ook niet te
beperkt.
De beknoptheid van het arrest staat in schril
contrast met de conclusie van A-G Verkade (ruim
vier keer zoveel woorden als het arrest). De A-G
voelde blijkbaar de behoefte om het hiaat in de
Nederlandse vakliteratuur over het hoe en waar-
om van de indirecte octrooi-inbreuk definitief op
te vullen (3.11) – en daar is hij voortreffelijk in
geslaagd. Een dergelijke verhandeling zou in een
van de vaktijdschriften niet misstaan.
In de zaak Roche/Primus (HR 19 december 2003,
LJN-nr. AF9714) zijn, naast een specialistisch
octrooirechtelijk geschil op het gebied van de bio-
chemie, ook vragen aan de orde omtrent de
bevoegdheid van de Nederlandse rechter om ken-
nis te nemen van de vorderingen die, als het ware
via de band van Roche Nederland BV, grensover-
schrijdende maatregelen inhouden tegen buiten
Nederland gevestigde Roche-vennootschappen
die elders in de Europese Gemeenschap inbreuk
plegen op het octrooi van Primus. Met name
medio jaren ’90 hebben de octrooirechters in Den
Haag internationaal veel stof doen opwaaien met
het toewijzen van vorderingen om octrooi-
inbreuk in het buitenland tegen te gaan, de zoge-
naamde ‘cross-border’ zaken. Zie daartoe, onder
meer, recent: Hof ’s-Gravenhage, 25 april 2002
(IER 2002, nr. 26, m.nt. RdR), alwaar verwijzin-
gen naar eerdere Nederlandse en HvJEG-jurispru-
dentie. Deze jurisprudentie is ook voor de geïnte-
resseerden van internationaal privaatrecht, en met
name het EEX-verdrag, zeker de moeite waard.
Het is immers niet geheel vanzelfsprekend dat een
Nederlandse rechter zich bevoegd acht om te oor-
delen over onrechtmatig handelen (lees: octrooi-
inbreuk) dat zich buiten de Nederlandse grenzen
afspeelt.
De Hoge Raad vindt in de voorliggende zaak de
tijd gekomen om vragen, die betrekking hebben
op de uitleg van artikel 6 onder 1 EEX, voor te
leggen aan het Europees Hof van Justitie.
Verder verklaart de HR dat artikel 45 lid 1
TRIPs-verdrag een direct werkende bepaling is,
hetgeen betekent dat de andersluidende maatstaf
met betrekking tot schadevergoeding van artikel
70 lid 3 ROW (en, voor octrooien waarop de
ROW-1910 van toepassing is, art. 43 lid 2 ROW-
1910) daarvoor dient te wijken. Met name door
de ROW-1995 en ROW-1910 gestelde eis van
‘desbewustheid’ en het uitbrengen van een ‘desbe-
wustheidsexploit’ als voorwaarde voor schade-
plichtigheid wordt daarmee verlaten: artikel 70 lid
3 ROW-1995: ‘Schadevergoeding kan slechts
worden gevorderd van hem, die de handelingen
[octrooi-inbreuk, MB] desbewust pleegt. Men
wordt in elk geval geacht desbewust te hebben
gehandeld, indien de inbreuk is gepleegd na ver-
loop van dertig dagen, nadat men bij deur-
waardersexploit op de strijd tussen de handelingen
en het octrooi is gewezen’.
Artikel 45 lid 1 TRPs-verdrag kent geen tijds-
bepaling die van belang is voor de afbakening van
de periode waarover een eventuele schadevergoe-
ding wordt berekend – zij het dat de rechterlijke
autoriteiten ‘de bevoegdheid’, en niet de plicht
hebben, om de schadevergoeding te berekenen
over de hele periode dat (onbewust) een octrooi-
recht is geschonden.
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Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk
NIEUWE WETGEVING
Het Fiscale Pakket 2004 zat weer vol verrassingen.
Opmerkelijk was dat de ingediende voorstellen
inzake afschaffing van de fiscale faciliëring van
VUT- en prepensioenregelingen alsmede het wets-
voorstel inzake een levensloopregeling als gevolg
van het bereikte akkoord met de sociale partners
in oktober 2003 de ijskast in ging. Deze regelin-
gen zullen in aangepaste vorm pas per 1-1-2006
ingaan. 
Maar er bleef nog genoeg over (zie voor een uit-
gebreide behandeling van de veranderingen mijn
bijdrage in Maandblad Belastingbeschouwingen
van januari 2004: ‘Balkenende II: Meedoen, meer
werk, minder regels en hoe is nu de fiscale prak-
tijk’). Per 1-1-2004 is de zogenaamde bijleenrege-
ling eigen woning in werking getreden (art.
3.119a en 3.119b Wet IB 2001). Bij verkoop van
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